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１．Alice対 CLS事件で争われた 4件の特許

コンピュータ化された取引プラットフォームは，

1990 年初頭にオーストラリア人の Ian Shephard 氏に

よって発明されたものであるが，CAFC大法廷判決で

5人の判事が示した多数派意見において，Lourie 判事

は以下のように特徴づけている(7)。

「・・・「取引先リスク」又は「決済リスク」が

ないように，第三者が当事者間の債務の交換を

確実に処理する金融取引を行う。CLS Bank,

768 F.Supp. 2d at 224。決済リスクとは，一方

の当事者のみが実際に債務の支払いを行い，支

払いを行った当事者がその元本又は取引相手の

運用実績による利益を得られないままとなる，

交換において各当事者が負うリスクを言う。

Alice の特許は，信頼できる第三者に依存し，

両当事者の債務を交換する処理又はいずれの債

務も交換しない処理を確実に行うことにより，

リスクに対処するものである。」

この判決に関わる 4 件の特許は，米国特許第

5970479 号（�479 特許），同第 6912510 号（�510 特許），

同第 7149720 号（�720 特許）及び同第 7725375 号（�375

特許）であり，後者 3件が�479 特許の継続出願である

ため，全てが�479 特許に記載された同じ開示に基づい
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2014年 6月19日，米国最高裁判所（USSC）は，Alice Corporation対 CLS Bank International事

件(1)において，抽象的アイディアに基づく法定主題について判決を下し，米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）が

2013年 5月13日に下した大法廷（en banc）判決を支持した(2)。

この2013年 5月 13日の大法廷判決において，CAFCは，インターネットを使った第三者の仲介を記載

する4件の特許における争点のクレームが抽象的アイデアに関するものであり，35USC101条による特許

権保護の対象外であるとした(3)。

USSC の判決は，汎用コンピュータで抽象的アイデアを一般的に実施することを単に記述するだけのク

レームは，法定主題に該当しない，としている(4)。USSCは，この判決で，「自然法則」，「自然現象」，及び「抽

象的アイデア」は科学技術研究における基本的なツールであるため特許権保護の対象でないとする先の

USSC 判決で定義された例外の適用である，とした(5)。例え装置クレームであってもこれら「基本的なツー

ル」に特許を付与することは，「技術の革新を妨げる傾向があり，特許法の主たる目的を妨げる」からである(6)。
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ている。

これら特許を公正に解釈すれば，�479 特許が 101 枚

の図を含む 139 ページからなることを考えると，この

発明に関する裁判所の上述した概要はいささか単純で

あるといえる。この特許は，個人や企業が「・・・彼

らには制御困難な，・・・特定の，しかしまだ未知の将

来の事象に関するリスク」を管理するために利用する

ことができるシステムを構成するデータ処理装置群か

らなる取引プラットフォームを記載している(8)。将来

の事象としては，例えば，航空機のエンジン故障など

の技術的な故障，雨による損傷や落雷などの天候によ

る事象，地震などの天災や，海上航行船舶と氷山の衝

突，大気汚染物質の排出，有害ゴミの処理が挙げられ

る。明細書で述べられているように(9)，

「価格決定しマッチングを行って契約のリスク

を回避する能力は，基本的にリスク自体の性質

により生じる。何人も，将来の何らかの出来事

の結果として起こりそうなことに関しては，そ

れぞれが異なる見解を持つことであろう。これ

は，各人が将来の特定の時点における成果の範

囲を単独で評価することを要求される場合，そ

の評価にはほぼ例外なく差異があるであろうこ

とを意味している。したがって，当事者間でそ

の予測を一致させ，契約を結ぶことができる。

契約を提示された契約相手候補は，将来の成果

に関する異なる見解を活用してなんらかの利益

のため，又は，ここでもリスクマネジメントの

一環として，彼らに有利となる好機を得ようと

する動機を持っている。」

ユーザは，「商品の取引相手候補（売り手）」及び「商

品の発注者（買い手）」を含む様々な「ステークホル

ダー」役の一人として登録することができ，売り手と

買い手はそれぞれが，統計と金融論を含む高度な数学

的概念に関するパラメータを含んだ，売り手の指値と

買い手の受け入れ基準とを特定するパラメータ及び特

性に関するデータベース情報に加えられる。その後，

取引プラットフォームは売り手と買い手をマッチさせ

るが，相手が見つかった場合，自動取引の承認又は取

引が完了する前に 1つ以上の手動入力を行う要求のい

ずれかが可能となる。

他にも，特にこの機能に関わるものとして，「・・・

その他全ての契約応用プログラムステークホルダーと

の間に「口座」を保持し，互いに所要の対価／権利を

移行する当事者」として定義される「対価／権利移転

（「会計」）」ステークホルダーを含む様々なステークホ

ルダー役がある(10)。25欄 24〜30 行に説明されるよう

に，取引（対価／権利移転）機関は，通常，様々な公

共／民営の記録登録所，クレジットカード会社，民間

金融機関，中央銀行，税務当局及び非銀行系のクリア

リングハウス及び預託会社などの団体とされる。

25 欄 55 行から記載されているが，取引プラット

フォーム用に保持され，その後その額はステークホル

ダーの「シャドウ」アカウントの残高に設定される借

方及び貸方口座の全ての会計期首の残高を電子的に通

知する各取引機関を持つことで取引プラットフォーム

は運営されている。そして，取引プラットフォーム

は，ユーザのシャドウ・アカウント残高で履行できる

適切な金額の取引のみを許可し，発生した取引ごとに

貸方及び借方のシャドウ・アカウントを終日にわたっ

て維持する。

このように，これらの 4件の特許の発明は，取引プ

ラットフォーム上で取り引きすることを目的として取

引機関に口座を開設している買い手と売り手をマッチ

させることを意図する電子取引プラットフォームであ

る。取引プラットフォームは，これらのユーザ用の

シャドウ・アカウントを開設し，当事者のシャドウ・

アカウントが十分に取引を履行できる値を示す取引の

みを発生させる。その後，一日の終わりにシャドウ・

アカウントの金額が取引機関に報告され，取引機関が

ステークホルダーの本来のアカウントを照合できるよ

うになっている。取引プラットフォームは数学的にか

なり複雑であり，ユーザは，個々のリスク回避を反映

するパラメータ値を定義することができる。そして，

将来の事象の起こり得る結果に関して異なる見解を持

つ機関が，これらパラメータ値を使ってマッチするか

どうかを判断することができるようになっている。

�479 特許は，39項のクレームに発行されているが，

このうち方法クレーム 33 及び 34 のみがこの訴訟の争

点となっていた。これら 2項のクレームのみが，金融

取引における仲介者としての役割のみに焦点を当てた

取引プラットフォームの態様に関するものであったた

めである。他 3 件の特許は，金融取引仲介の態様のみ

に関するものであり，�510 特許は 75 項のクレーム

（全て方法クレーム），�720 特許は 84 項のクレーム

（全てシステムクレーム），�375 特許は 47項のクレー
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ム（38 項のシステムクレームと 9項のコンピュータプ

ログラム製品クレーム）を含んでいた。3 件の継続出

願で 206項にのぼる全てのクレームが，訴訟での争点

となった。

代表的な方法クレームと考えられた�479 特許のク

レーム 33 は，以下のように記載している。

「所定の債務の交換を行うための貸方記録及

び借方記録を交換機関にそれぞれが保有する当

事者間において債務を交換する方法であって，

（ａ） 交換機関から独立して監督機関に保持

されるシャドウ貸方記録とシャドウ借方記録を

ステークホルダーの当事者ごとに作成し，

（ｂ） 各シャドウ貸方記録及びシャドウ借方

記録の一日の始まりにおける口座残高を各交換

機関から入手し，

（ｃ） 債務交換が生じるすべての取引につい

て，監督機関が各当事者のシャドウ貸方記録又

はシャドウ借方記録を順に調整し，どの時点に

おいてもシャドウ借方記録の値がシャドウ貸方

記録の値未満とならない取引のみを許諾し，

（ｄ） 一日の終わりに，監督機関が，前記許

諾した取引の調整に従って，いずれかの交換機

関に対しその交換機関における時不変の債務で

ある貸方又は借方の取消不能な交換を各当事者

の貸方記録及び借方記録上に行うよう指示を与

える工程を含む方法。」

２．訴訟経過

2007 年，通貨取引を促進するグローバル・ネット

ワークを運営する CLS は，争点のクレームは無効で

あり，権利行使できるものではなく，侵害されていな

いとする宣言的判決を求め，上述した 4件の特許の所

有者（Alice）を相手に提訴した。Alice は，侵害にあ

たるとして反訴した。

2010 年の Bilski 事件における USSC の判決に続

き(11)，主張されたクレームが 35USC101条による特許

権保護の対象であるかどうかに関する略式判決を求め

る申立を両当事者が提出した。2011 年，地方裁判所

は，全てのクレームが「抽象的アイデア」に関するも

のであり，特許不適格であると判示した(12)。Alice は

CAFCに控訴した。

意見が割れていた CAFC のパネルは，クレームが

「抽象的アイデア」に関するものであるとするほど「歴

然」としてはいなかったとして，2012 年に判決を覆し

た(13)。

CAFCは，大法廷での再審理が認められ，10 人中 7

人の同意によりパネルの意見を無効とし，地方裁判所

の判決を支持した(14)。システムクレームに関しては，

票が同数に割れたことにより，CAFC大法廷は地方裁

判所の判決を支持することとなった(15)。Lourie 判事

が書いた判事 5人の多数派意見としての記述はあるも

のの，最終的な同意意見（理由は様々にしても）と反

対意見の数をみると，判決に関する CAFC の意見は

更に割れていた。

この問題をはっきりさせるため，2013 年，USSC は

移送命令を許可した。

３．Alice Corp対 CLS Bank Int’l事件における最

高裁判決

Thomas 判事が書いた判決文には，最高裁は，

「・・・争点のクレームが意味するものが，何らかの不

特定の汎用コンピュータを使用して仲介決済をすると

いう抽象的アイデアを適用する指示をõ著しく超える

ものではない（nothing significantly more）ø」ことを

理由に，争点のクレームは法定主題に該当しないこと

を確認し，全会一致で同意した(16)。

同意意見では，Ginsburg判事及び Breyer 判事の協

力のもと Sotomayer 判事が，非常に短い文で「õ単に

商取引を行う方法を記述するのみのクレームøは，ど

んなクレームであっても 101 条に規定するõプロセ

スøに該当しない」との見解を更に述べている。

多数派意見では，Thomas判事は，以下のように書

き記している。裁判所は，Mayo事件で説明されてい

るような(17)，また，最も最近では Bilski事件に適用さ

れたような(18)「抽象的アイデア」の例外をはじめとす

る法定主題の例外の評価方法，即ち，第一に争点のク

レームが特許不適格な概念の一つに関するものか否か

を判断し，第二にクレームの構成要素が個別且つ「順

序付けられた組み合わせ」の双方においてクレームを

特許適格性のあるものに変換しているか否かを判断す

る方法に従った，としている。

この評価の第一段階において，裁判所は，Aliceの

クレームの発明が，「決済リスクを軽減するために第

三者を使う」ことを意味する仲介決済という抽象的ア

イデア(19)に関することから特許適格性のない概念に
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関するものである，と認定した。この結論に達するに

あたり，裁判所は，仲介決済がかなり以前から実践さ

れる基本的な経済実務であることを実証する 1896 引

例(20)と，仲介決済が今もなお「近代経済の基本的要

素」である証拠としての近年の 2件の引例(21)を挙げて

いる。

評価の第二段階で，Thomas 判事は，クレームに

「『õクレームøがõ抽象的アイデアø自体を独占するこ

とを目指した起案努力以上であることを保証する』

『追加的特長』」が含まれていないことから，クレーム

された発明は単に汎用コンピュータでの実施が必要な

だけであり，抽象的アイデアを特許適格性のある発明

に変換するものではない，と書き記している(22)。

申立人のAlice は，その争点のクレームは，既存の

基本的な真理と見なされる数式を全く含んでいないの

で抽象アイデアを記述するものではない，ことを提出

書面で主張した。更に Alice は，Mayo 事件における

USSC の判決は，抽象的アイデアの範囲が「人間のあ

らゆる行為とは離れた原理に存在」する当該「既存の

基本的な真理」に限定されていることを示唆してい

る，と主張した。

裁判所は，USSC が，リスクヘッジの概念が裁判所

によって抽象的アイデアと認定され，リスクヘッジは

合理的に「既存の基本的な真理」と見なされ得ないと

Bilski 事件で判示したことを指摘して，この主張を退

けた。更に，Thomas判事は，Bilski事件におけるリ

スクヘッジの概念と，抽象性の特性評価に関わる争点

のクレームに記載される仲介決済の概念との間に有意

な違いがなく(23)，リスクヘッジと仲介決済はいずれ

も，Benson事件(24)で述べられたアルゴリズム（2進化

10進数を 2進数表現に変換すること）及び Flook事

件(25)のアルゴリズム（警報限界の値を更新すること）

と同様に，抽象的アイデアである，としている。

しかし，裁判所は，当該技術分野で長年知られる抽

象的アイデアを汎用コンピュータで単純に一般的に実

施するものであることから Aliceのクレームの無効を

支持したが，この判決の論拠に関する Thomas判事の

以下に示す見解のほうが妥当であると思われる。

「したがって，101条の例外を適用するにあた

り，我々は，人間の知恵の「基本的要素」をク

レームする特許と，基本的要素を融合して何ら

かの選りすぐれたものとすることで，特許適格

性を有する発明に「変換」する特許とを区別し

なければならない。」(26)

評価の第二段階で Thomas判事が追加した見解は，

特許出願の準備を行い，ソフトウェア関連発明におけ

る「抽象的アイデア」攻撃に対して抗弁する際に特許

実務家にとって有用な提案である。

「クレームの要素を個々にみてみると，プロ

セスの各ステップにおいてコンピュータにより

実行される機能は，「純粋に従来通り」であ

る。・・・要するに，各ステップは，汎用コン

ピュータ機能を実行するために汎用コンピュー

タを要する以上のものではない。

「順序付けられた組み合わせとして」に関し

て考えると，申立人の方法のコンピュータ構成

要素は，ステップを別々に考慮した場合にはま

だ存在しないものを・・・何も加味しな

い。・・・全体として見ると，申立人の方法の

クレームは，汎用コンピュータにより実行され

るものとしての仲介決済の概念を単に記述して

いるものである・・・。これらの方法クレーム

は，例えば，コンピュータそのものの機能の改

善を目指すものではない・・・。また，その他

のいかなる技術又は技術分野において，改善を

行うものでもない・・・。一方，問題のクレー

ムが意味するものは，ある不特定の汎用コン

ピュータを使用した仲介決済という抽象的アイ

デアを適用するための指示を「著しく超えるも

のが何もない」・・・。判例に鑑み，抽象的アイ

デアを特許適格性を有する発明に変換するには

「不十分」である・・・(27)。

2013 年 5 月の CAFC 大法廷及び 2014 年 6 月の

USSC 判決以降，数々の特許が様々な裁判所により無

効とされてきたが，以下に論じる France Telecom S.

A.対Marvell Semiconductor Inc.事件(28)の判決におい

ては，Alice事件の USSC 判決前であるにもかかわら

ず，少なくとも一件の特許がこの抽象的アイデアの評

価を乗り切っている。上記した表現と同様に，France

Telecom事件において地裁は，争点のクレームが，単

に汎用コンピュータで一般的に実施されるものとして

の周知の抽象的アイデアを単に記載することを「著し

く超えるもの」である，と結論づけた。Thomas判事

の上述の表現に従って以下に更に詳細に説明するが，

France Telecom事件の判決は，審査又は訴訟の際に
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法定主題の拒絶に直面した特許実務家にとって有用と

なろう。

４．Alice Corp.対 CLS Bank Int’l 事件を考慮し

た最近の CAFCの事例

Alice事件の USSC 判決を引用してCAFCが判決を

下した事件が 2件あるが，いずれも主張されたクレー

ムが無効となっている。

Planet Bingo, LLC 対 VKGS LLC 事件において

CAFCは，「・・・複数のセッションでプレイヤーに同

じ数字のセットを繰り返しプレイさせながらビンゴ

ゲームを管理する・・・。地裁は，ビンゴゲームの管

理はõペンと紙を用いて人間が行うことができる精神

的ステップのみから構成されているøと適切に結論付

けた」と判示し，2014 年 8月 26日付けで米国特許第

6398646 号及び同第 6656045 号のクレームを無効とし

た。

Digitech Image Technologies, LLC 対 Electronics

For Imaging, Inc.事件では，CAFCは，この装置プロ

ファイルクレームは，データセットのいずれかの有形

の形態，例えば，物理的なメモリ又は他の媒体などに

関するものではなく，或いは，デジタル処理システム

におけるいずれかの有形部分を定義するものでもない

と判示し，2014 年 7 月 11 日付けで米国特許第

6128415 号のクレームを無効とした。それどころか，

このクレームは非有形形態の情報に関するものであ

る。なお，これは，Alice事件における Thomas判事

の判決で述べられたものとは大きく異なった抽象性に

関する見解である。

方法クレームに関し，CAFCは以下のように判示し

ている。

「2つのデータセットを取得し組み合わせて，

単一のデータセットである装置プロファイルと

するプロセスに言及している・・・。このよう

に上記のクレームは，物理的な装置からの入力

を必要とせず，データを収集し組み合わせると

いう特許適格性のない抽象的プロセスに言及し

ている。上述したように，2つのデータセット

と結果として生じる装置プロファイルは，特許

適格性のない主題である。更なる限定もなく，

既存の情報を操作して追加情報を生成するため

に数学的アルゴリズムを用いるだけのプロセス

には，特許適格性がない。」

更に裁判所は，クレームの文言は方法と装置を「関

連付ける」ものではなく，プリアンブルで構造（即ち，

「デジタル画像再現システム」）を単に記述している

が，それ以上のものではなく不十分である，と述べて

いる。

５．Alice判決後のUSPTOの対応

Alice 事件の USSC 判決が下された 1 週間後，

USPTOは，この判決に基づき改訂した審査指令を公

表した。

このガイダンスでは，まず審査官は，クレームが抽

象的アイデアに関わるものであるか否かを判断しなけ

ればならないとし，Alice事件で参照された基本的な

経済実務，人間の活動を組織化する特定の方法，「アイ

デア自体」，及び，数学的関係／数式の 4つの例を提示

している。

クレームが抽象的アイデアであるとみなされた場

合，審査官は次に，クレームの要素（又はその組み合

わせ）が，クレームの記載が抽象的アイデア自体を

「著しく超える」何かであることを保障するに十分で

あるか否かを判断しなければならない。

このガイダンスでは，これが意味するものは，ク

レームが「・・・抽象的アイデアを適用するための単

なる指示を超える」ものであるかを判断することであ

ると説明し，「著しく超える」ものと見なすに十分であ

ろう 3つの限定，「その他の技術又は技術分野を改善

すること，コンピュータそのものの機能を改善するこ

と，及び，抽象的アイデアの使用を特定の技術環境に

一般的に関連付けることを超える有意な限定であるこ

と」，を挙げている。

適格とするに不十分な限定の例として，「抽象的ア

イデアに『それを適用する』という文言（又はこれに

相当する文言）を追加すること又はコンピュータで抽

象的アイデアを実施するための単なる指示，及び，産

業界において既に知られた十分に理解された従来の平

凡な作業である一般的なコンピュータの機能を実行す

る汎用コンピュータ以上のものを必要としないこと」

の 2つがある。

審判部（PTAB）が最近下した審決で，第 101条に

基づく拒絶を課したものが 2件ある。

１．Ex parte Cote（PTAB，2014 年 8月）（設計データ

を「位相シフトさせる」ためのコンピュータ方法及

びハードウェアが，101条に基づき無効とされた。）
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２．Ex parte Jung（PTAB，2014 年 8月）（エピジェ

ネティック危険因子に関する診断方法が，101条に

基づき無効とされた。）

６．今後すべきこと

USSC の Aliceに対する判決以降に 101条に基づく

無効化が急増している点からみて，Alice事件に基づ

く 101条の「抽象的アイデア」審査を切り抜けてソフ

トウェア関連の出願及び特許を救済するための得策が

何かあるだろうか，と問われるだろう。USPTOは現

在，主題を問わず多くのソフトウェア関連出願に 101

条による拒絶を送り続けているわけだが，裁判所によ

るこれら無効化で特に苦境に立たされるのは，ビジネ

ス方法，電子商取引及びデータ処理に関する特許であ

る。

まず，Alice事件における検討材料として USSC に

提出された法廷助言書が 40 件にのぼったことが注目

される。このうち，3件が上訴人Alice に賛同，17 件

が被上訴人CLS に賛同，20 件が「いずれでもない」と

する立場であり，実務家がすべきこと及び絶対にすべ

きではないことを示す大まかな「ロードマップ」と

なっている。

上訴人Alice に賛同する法廷助言書のうち 1 件の主

張は，低レベルのコードや回路相互接続の記述であっ

てもあまりにも複雑で，一般人や裁判所，或いは，も

しかすると USPTOにでさえ理解できなかった可能性

があることから，発明を適切に表現するにはより高水

準の抽象的言語が必要であったことを裁判所は認識す

べきである，というものであった。上訴人に賛同する

2 件目の法廷助言書の主張は，Alice のクレームが，

「シャドウ・アカウント」に関するものなど，第三者の

仲介という抽象的概念から十分に際立たせるために有

意であると当業者が解釈するであろう特徴を含んでい

る，というものであった。しかし，USSC の Aliceに

対する判決において，これら助言書のいずれかが裁判

所に影響を与えた又は裁判所を左右したという痕跡は

ほとんどない。

被上訴人に賛同する助言書と「いずれでもない」と

する助言書の多くは，ソフトウェア特許クレームの多

くは，非常に高レベルの関数型言語のみを使用するた

めに「あまりにも広範囲」であり，ソフトウェアを実

際に実行する具体的且つ詳細な方法を，クレームされ

る結果を達成するためのありとあらゆる方法を間違い

なくカバーするように伝えられない，と訴えるもの

だった。

USSC の判決は，裁判所がこの申し立てに同意した

こと，及び，クレームが「抽象的アイデア」審査を切

り抜けるためには詳細な特殊性が重要となるであろう

ことを示唆している。

したがって，以下の提案は，ソフトウェア関連の特

許出願及びクレームの準備と手続きを行う際に，又

は，発行された特許に対する競争相手の攻撃に対し抗

弁する際に有用となろう。

７．実務上の助言

まず，現在の米国出願では，汎用コンピュータで当

該技術分野で既に知られる方法を一般的に実施するこ

とを単に記述する以上のものでなければならないと認

識することである。したがって，この「新しい」環境

を分析する一つの方法は，発明の性質（即ち，カテゴ

リ）を判断することである。

第 1 のカテゴリは，既存の技術プロセスをコン

ピュータで実行するにあたっての改善に関連するもの

である。熱電対からの入力によりコンピュータに温度

測定結果が提供され，残りの硬化時間をコンピュータ

が算出する Diehrに記載されるゴム成形工程(29)など

の既存の技術プロセスを改善する発明にも，もちろん

安全な避難場所がある。

Diehrは熱電対から外部信号を受信することによる

ゴム成形工程の制御に関するものであるが，ソフト

ウェア関連発明の多くは，データ処理，ネットワーク

通信，ビジネス方法又は電子商取引などの微妙な技術

の改善に関するものである。判例法は，この種の改善

にまだ境界線を引いていないが，出願人の開示がどの

ように基礎となる方法が正確に実施されるかを記述す

る独立クレームに詳細を含んで，発明によってどのよ

うに既存の技術が改善されるのかを明確に説明してい

る限り，これら発明もまた守られるべきである。開示

は，所望の結果を達成する特定のメカニズムの詳細を

含むべきであるため，クレームされる発明が目標の技

術を先取りしているとする特性評価から発明を守るた

めの根拠を本来的に提供すべきである。

第 2のカテゴリには，当該分野で既に知られている

方法のコンピュータ化を記載する発明が含まれる。こ

れらの発明は，Alice事件の判決に従って，特に無効

化されやすい。Alice事件後において「抽象的アイデ
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ア」攻撃を乗り切る十分なチャンスを得るためには，

そのような発明において，より効率的に結果が得られ

る新たな基礎的処理を定義するステップが独立クレー

ムに少なくとも一つ含まれることがおそらく必要とな

るであろう。

このように，こういったクレームにとっては，コン

ピュータでの実施が効率性に劣る処理を使用しても可

能であるため，クレームされた発明は「抽象的アイデ

ア」を先取りするものではないという主張が一次防御

となる。従って，繰り返すが，このような発明のク

レームは，汎用コンピュータでの一般的実施と区別す

る特定の詳細を伴った少なくとも一つ含むことによ

り，高レベルの関数型言語を避けなければならない。

今日までの無効化に鑑み，以下を提案する。

第 1に，独立クレームに，既知の方法の決まりきっ

た一般的な実施とはいえない少なくとも 1つの発明特

定事項（要素）を含ませることである。

第 2に，明細書に，従来の方法をどのように改善し

たかについての記載を含ませることである。この記載

に，例えば，従来の方法に基づく課題と，その課題を

解決するメカニズムについての記載が含まれることで

ある。

第 3に，明細書に「抽象的なアイディア」の広すぎ

る解釈に基づく攻撃から守るために，「抽象的なアイ

ディア」を狭く解釈できる根拠となる記載を含ませる

ことである。

第 4に，独立クレームの発明のいずれかの特定の特

徴によって「抽象的アイディア」を先取りしたもので

はないことを主張することである。

ところで，クレーム 33 の方法に対する USSC の評

価では，この主張は，クレームされた発明を「順序付

けられた組み合わせ」と考える最終評価段階(30)におい

て説得力があったかもしれない。このように，裁判所

は，クレームされたステップの全てが産業界において

既に知られた従来の決まりきった作業であると認定し

たが，複数の当事者間の様々な取引に対して第三者の

仲介を終日にわたって継続して行えるようにシャド

ウ・アカウントを使うという概念は，第三者の仲介を

使った単純な一回の取引以上のものである。もし

Alice がそのような主張をしていたならば，裁判所に

「第三者の仲介」という抽象的アイデアの更なる定義

を余儀なくさせ，クレームされる発明が「第三者の仲

介」に固有のものを超える自動取引機能を含むとの指

摘に成功していたかもしれない。

第 5 に，「抽象的アイディア」の攻撃があったとき

は，攻撃側に証拠の提出を求めることである。

第 6 に，方法クレームは，プリアンブルではなく，

主文（特徴部分）にプロセッサを含むコンピュータ構

成要素の記載を含ませることである。

８．結論

（１） 米国特許出願及び米国特許権について

近年，35USC101条の「抽象的アイデア」に基づく

例外にあたるとして無効化されたソフトウェア関連特

許の例が多いが，これらの殆どは，高レベルの機能の

みを定義し，コンピュータでの具体的な実施に関する

正確な詳細を示すステップを有さないクレームを含ん

でいる。こういった高レベルの機能を持つソフトウェ

ア関連特許が非常に多いのは，少なくとも部分的に，

State Street事件の時代に導入された「有用，具体的か

つ有形」の法定主題テストによるものかもしれない。

CAFCは，明らかに，USPTOが，35USC102条，103

条，及び 112条のもとで，ソフトウェア関連出願を評

価できることを期待した。汎用コンピュータ上で一般

的なコンピュータプログラミング技法を使って既に周

知の方法をコンピュータ化することに関する自明性の

問題，或いは，公知の方法，改良された方法，又は別

の技術の改良を実行する定義された特定の方法がない

場合は，非常に広範な問題を含むものである。

しかし，現代技術におけるソフトウェアの重要性を

考えると，USSC が，Alice Corporation事件における

その判決がすべてのソフトウェア関連特許を無効化す

るメカニズムとして見なされることを意図していたと

は考えにくい。更に，別の技術の向上のための基礎を

確立するために，例えば Diehrの熱電対センサのよう

に外部センサに頼るソフトウェア関連特許にとっては

避難港となり得るように思われるが，多くのソフト

ウェア関連特許は，内部処理ステップのみを使って技

術の改良を行っている。

したがって，近年「抽象的アイデア」の無効化が急

増している点を考慮すると，特許実務家は，ソフト

ウェア関連特許が法定主題保護対象とするに値すると

いう合理的で正当な理由を提示しなければならない。

このように，特許実務家は，クレームされた発明の文

脈中に簡素な表現で正しく示された「抽象的アイデ

ア」を先取りしない方法を正確に定義したクレームを
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確立しなければならない。このような正当化は，おそ

らく，合理的な「抽象的アイデア」がクレームされた

発明を評価するために使われていることを保証するこ

とによりもたらされる。正当化の 1つは，クレームの

文言の文脈との一致であり，もう 1つは，クレームさ

れる発明が「抽象的アイデア」を全体として先取りし

ないように，クレームが少なくとも一つの特徴を含む

ことの証明である。

ソフトウェア関連発明（特に，データ処理，ネット

ワーク通信又は電子商取引）を含むポートフォリオを

有し，Alice事件の教訓を真摯に受け止める出願者に

とって，大いなる挑戦の時であり，同時に，絶好の機

会となるであろう。

また，このようなポートフォリオを持つ特許権者に

は，彼らのクレームに対し 101条に基づく無効性の挑

戦が更に増え，これにより訴訟費用が上がることが予

測される。逆に，競争相手は，そのような特許を無効

にする別の有用な手段を見つけることであろう。

なお，以上の Alice事件では，�479 特許のデータ処

理システム（クレーム 35），及び�375 特許のコン

ピュータプログラム製品（クレーム 39）も 101条に基

づく特許保護適格性を有さないとされたが，ここでは

記述を省いた。

（２） 日本特許出願及び日本特許権について

（２−１） 日本特許庁の審査基準

日本では，特許庁審査基準が，ソフトウェア関連発

明に関し，『「発明」であることに』について，「基本的

な考え方」と「判断の具体的な手順」を規定しており，

また，「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではな

い具体例と，「自然法則を利用した技術的思想の創作」

である具体例を挙げている。

（２−２） 知的財産高等裁判所の判決

知的財産高等裁判所は，ソフトウェア関連発明につ

いて，例えば，以下の判断を示している。

（ア） 平成 17 年(行ケ)第 10170 号

本判決では，発明の名称を「金融仲介循環機能を有

する投資証券化事業の方法」とする請求項 1 に係る発

明について，以下のように判示している。

『（1）請求項 1 に係る発明は，・・・いわゆるソフト

ウェア関連発明である。そして，ソフトウェア関連発

明が，「自然法則を利用した技術的思想の創作」である

ためには，ソフトウェアによる情報処理が，ハード

ウェア資源を用いて具体的に実現されている必要があ

る。

請求項 1 に係る発明では，上記(ア)として，サー

バーコンピュータのハードウェア資源を記載している

が，上記(イ)ないし(キ)では，それぞれの情報を記録

手段に記録するというコンピュータの通常の記憶機能

を記載するに留まっており，上記(ク)では，単に「契

約に基づく収支計算」を行うことだけが記載されてお

り，上記(ケ)ないし(シ)では，後述するように，コン

ピュータの動作とはいえない事項が記載されている。

してみると，請求項 1 に係る発明は，上記(ア)記載

の各記録手段（ハードウェア資源）に記録されたデー

タが，ソフトウェアにしたがって，どのように利用さ

れ，どのような演算処理がされて，目的に応じた特有

の情報処理方法が実現されているか，という点につい

ての記載がなく，ソフトウェアによる情報処理が，

ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている，

ということはできない。

すなわち，請求項 1 に係る発明は，「自然法則を利用

した技術的思想の創作」ではなく，特許法でいう「発

明」ではない。

（2）請求項 1 に係る発明は，上記(ケ)ないし(シ)の

ステップを含む方法発明であるが，・・・いずれも人が

行うことであって，コンピュータの情報処理の内容で

はない。

してみると，請求項 1 に係る発明は，人が行う行為

をステップとして含む方法であるので，全体としてみ

れば，明らかに「自然法則を利用した技術的思想の創

作」ではなく，特許法でいう「発明」ではない。

結局，請求項 1 に係る発明は，上記(1)，(2)の理由

により，特許法第 2条第 1項で定義されたところの，

特許法でいう「発明」ではなく，特許法第 29条第 1項

柱書に規定する要件を満たしていないので，特許を受

けることができない。』

（イ） 平成 17 年(行ケ)10698号

本判決では，発明の名称を「ポイント管理方法」と

する本願発明（旧請求項 11）について，以下のように

判示している。

『以上の検討結果によると，本願発明の各行為を人

間が実施することもできるのであるから，本願発明

は，「ネットワーク」，「ポイントアカウントデータベー
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ス」という手段を使用するものではあるが，全体とし

てみれば，これらの手段を道具として用いているにす

ぎないものであり，ポイントを管理するための人為的

取り決めそのものである。したがって，本願発明は，

自然法則を利用した技術的思想の創作とは，認められ

ない。

上記旧請求項 11 の記載からは，本願発明の「ポイン

ト管理方法」として，コンピュータを使ったものが想

定されるものの，ソフトウエアがコンピュータに読み

込まれることにより，ソフトウエアとハードウエア資

源とが協働した具体的手段によって，使用目的に応じ

た情報の演算又は加工を実現することにより，使用目

的に応じた特有の情報処理装置の動作方法を把握し得

るだけの記載はない。

しかし，本願発明は，ハードウェア資源としては，

「ネットワーク」と「ポイントアカウントデータベー

ス」のみを有するものであり，本願発明のソフトウェ

アは，これらのハードウェア資源について，「ポイント

アカウントデータベースを参照」し，「ネットワークを

介して受信」し，「ポイントアカウントデータベースの

累積ポイントに所定ポイントを加算する」ものでしか

ない。そうすると，旧請求項 11 の各ステップには，ポ

イントを管理するための処理と，「ネットワーク」及び

「ポイントアカウントデータベース」からなるハード

ウェア資源とが，どのように協働しているのかが具体

的に記載されていない。したがって，情報処理の流れ

が存在するとはいえても，ハードウェア資源を用い

て，情報処理が具体的に実現されているとはいえな

い。したがって，本願発明は，審査基準に照らしても，

自然法則を利用した技術的思想の創作であるとは，認

められない。

これら(ア)及び(イ)のステップを実質的な要部とし

て含む本願発明は，その技術的課題を解決できるよう

な特有の事項を具体的に提示するものではなく，一定

の技術的課題の解決手段であるとは到底いえないか

ら，本願発明は，自然法則を利用した技術的思想の創

作である発明に該当するとは認められない。」と判断

したものであって，コンピュータの各部品をどのよう

に用いるかを具体的に特定していないことのみを理由

にしてはいない。

原告らの主張は，審査基準の意味及び審決を正解し

ないものであり，失当である。』

（ウ） 平成 19 年(行ケ)第 10239 号

本判決では，発明の名称を「ビットの集まりの短編

表現を生成する装置」とする本願発明（請求項 1〜4 に

係る発明）について，以下のように判示している。

『なお原告は，本願発明は物理的な電気回路装置で

あり，かつ，当該アルゴリズムはコンピュータのよう

な有限時間で動作する物理的構造上で実行されるから

こそ上記技術的作用効果を有する点で，コンピュータ

構造の本来的に有するハードウェア資源の物理的性質

そのものに係るとして，本願発明が自然法則を利用し

た技術的思想に当たることになるとも主張するが，原

告の上記主張は，数学的なアルゴリズムであってもコ

ンピュータで演算を実行することで時間が短縮されれ

ば発明になるというに等しく，自然法則を利用しない

単なる数式を発明から除外する法 2条 1項の趣旨を没

却するものであって，採用することができない。』

（エ） 平成 26 年(行ケ)第 10014 号

本判決では，発明の名称を「記録媒体」とする本件

補正発明（本件補正後の請求項 26 に係る発明）につい

て，以下のように判示している。

『前記(2)，(3)で判示したとおり，本件補正発明につ

いては，全体として未だに抽象的な概念ないし人為的

な取決めに止まるものであり，その技術的意義が明ら

かとなっていないから，「自然法則を利用した」技術的

思想の創作に該当しないものであって，原告の主張

は，その前提を欠き，理由がない。

・・・

原告の主張する「自然法則」は，意味，概念，言葉

をどのようなものとして捉えるかという抽象的な概念

の整理をするものであって，人の精神活動に基づくも

のというべきであり，自然界の現象や秩序に関する因

果関係とは無関係であるから，自然法則には該当する

ものではない。本件補正発明は，物を符号により識別

した上で，言葉に関連するデータとそれ以外のデータ

に分類するという整理方法を提示したにすぎず，その

整理方法が何らかの自然法則を利用しているとはいえ

ず，また，その整理方法（データ構造）をとることに

よって，コンピュータによる処理効率が高まるなど何

らかの技術的な効果が得られるともいえない。』
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（３） おわりに

以上より，日本におけるソフトウェア関連発明の出

願を準備する代理人は，日本で出願を行う場合，ある

いは日本及び米国の両国で出願を行う場合，上記

Alice事件及びその考察，及び上記審査基準及び知的

財産高等裁判所の判決等に注意を払って発明者から

hearingを行い，その上で明細書，特許請求の範囲等

を作成して頂ければ幸いです。
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